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Hoge Raad aangeduid als de leer van de überho-
lende Kausalität: het faillissement is een tussenko-
mende oorzaak en de arbeidsongeschiktheid van
verzekerde kan daarom niet langer als uitsluitende
oorzaak van het niet kunnen uitoefenen van de
werkzaamheden worden aangemerkt) in een voor
Aegon negatieve zin. De motivering is in lijn met
het arrest Hogenboom/Unigarant (HR 8 juli
1993, NJ 1994, 210, m.nt. MMM). Inhoud en
strekking, alsmede uitleg van de overeenkomst
zijn bepalend. Het Haviltex criterium (HR 13
maart 1981, NJ 1981, 635, m.nt. CJHB) is in dit
verband van toepassing. Met inachtneming van
deze uitgangspunten komt het hof tot het oordeel
dat Veeneman ook na het faillissement recht-
streeks en uitsluitend door medische gevolgen van
ziekte, en niet door faillissement, niet in staat was
spuitwerkzaamheden en/of administratieve werk-
zaamheden te verrichten. Aegon stelt dat met de
woorden ‘de werkzaamheden verbonden aan zijn
op het polisblad vermelde beroep’ wordt bedoeld
de uitoefening van zijn specifieke bedrijf. Volgens
het hof dient echter in redelijkheid onder deze
woorden te worden verstaan de werkzaamheden
die in het algemeen bij de uitoefening van dat
beroep worden verricht. De Hoge Raad verwerpt
de tegen deze beslissingen gerichte cassatiemidde-
len. A-G Spier merkt in zijn conclusie voor het
arrest op dat het aan Aegon was ‘klare wijn’ te
schenken door duidelijk te stipuleren dat haar ver-
plichtingen in geval van faillissement zouden ein-
digen.
Ook het beroep op de vervaltermijn wordt afge-
wezen. Verzekeraars kunnen op een dergelijke ter-
mijn slechts een beroep doen als zij bij de afwijzing
in niet mis te verstane bewoordingen mededelen
dat zij daadwerkelijk een beroep op deze termijn
zullen doen. Deze eis volgt, niet alleen voor verval-
termijnen van een half jaar maar ook voor die van
een jaar, uit het arrest Kroymans/Sun Alliance (HR
12 januari 1996, NJ 1996, 683, m.nt. MMM). De
Hoge Raad verwerpt de klachten van Aegon onder
verwijzing naar artikel 81 RO.  
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Omwentelingen in het merkenrecht
Een, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt,
‘flurry’ van merkenrechtelijke jurisprudentie blijft
uit Luxemburg komen, waar het Europees Hof
bezig is om een door rechtspraak nadere invulling
te geven aan de regels van de Europese merken-
richtlijn (Publicatieblad 1989, L 40/1) en de
Merkenverordening (‘Verordening inzake het
Gemeenschapsmerk van 20 december 1993’). De
richtlijn bevat uitsluitend regels voor de harmoni-
satie van de nationale merkenstelsels (die allemaal
voortbestaan), de verordening regelt het echte
Europese merk. Waar ik hierboven gerept heb over
invulling heb ik opzettelijk niet het woord verhel-
dering gekozen. Deze uitspraken, die voor de
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praktijk van groot belang zijn, worden in merken-
rechtelijke kring vanaf de dag van verschijnen
intensief gelezen. Menig expert komt echter na
uren gretige studie enigszins beduusd weer van-
achter zijn bureau tevoorschijn. Hoewel de uit-
komst van de individuele gevallen uiteraard dui-
delijk is, wordt het niet altijd als eenvoudig erva-
ren om de diverse uitspraken van het Hof van de
laatste jaren met elkaar in een consistent verband
te brengen.
Maar omdat men niet alle samenhangen in de
natuur hoeft te doorgronden om haar toch in haar
uiterlijke praal te bewonderen, laten wij ons niet
weerhouden om hier een paar recente beslissingen
aan de orde te stellen.
Het woord dat niet merkbaar van het normaal taal-
gebruik verschilde.
Op 19 september 2002 heeft het Hof uitspraak
gedaan in de zaak Companyline. De zaak gaat over
het merkenrechtelijke kernbegrip van het onder-
scheidend vermogen. Merken moeten, op straffe
van nietigheid, onderscheidend zijn. Niet onder-
scheidend zijn merken die te zeer beschrijvend
zijn. Een extreem voorbeeld: het merk MELK
voor de waar melk is puur beschrijvend en ten
enen male ongeschikt als merk voor die waar. Te
beschrijvend om als merk te kunnen dienen zijn
voorts tekens die alleen maar iets zeggen over de
aard van het product of de eigenschappen daar-
van. Dat is een soort basisregel van merkenrecht
die overigens al is aan te treffen in het – nog steeds
volop van kracht zijnde – Verdrag van Parijs van
1883(!) – artikel 6 quinquies B onder 2e, voor wie
het wil naslaan – en thans dus ook figureert in de
Europese merkenrechtinstrumenten, in het bij-
zonder in artikel 7 van de Verordening op het
Gemeenschapsmerk welk artikel in deze
Companyline-zaak aan de orde is.
Het principe is duidelijk, maar de grote vraag is
hoe rekkelijk of hoe precies met de uitsluiting van
beschrijvende termen moet worden omgegaan. In
de negentiger jaren ontwikkelde het Benelux-
Merkenbureau een soort zero tolerance beleid,
waarbij bijvoorbeeld het merk Bio-claire voor stof-
fen om vijvers schoon te houden, reeds te beschrij-
vend werd geoordeeld om als merk te kunnen fun-
geren. Het Europese Hof koos daarentegen voor
een losse benadering in de hoeksteen beslissing
Baby-Dry (HvJEG 20 sept 2001, gepubliceerd in
dit blad, 51e jrg. 2002, pp. 40-44 met noot
Gielen). Elk merkbaar verschil tussen de formule-
ring van de woordcombinatie waarvoor inschrijving
wordt aangevraagd, en de terminologie die in het
normale taalgebruik van de betrokken categorie con-
sumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of
de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is
volgens het Hof geschikt om het voor inschrijving
benodigde onderscheidend vermogen te verlenen.
Zie nader over het verschil in benadering onder
meer de noot van Gielen in dit blad. Gielen karak-
teriseert de door het Hof gevolgde techniek als een
synthetische benadering, welke nu dus in de plaats
gesteld zal moeten worden van de eerder door het
Benelux Merkenbureau geïntroduceerde analyti-
sche benadering.
De onderhavige zaak levert dan een voorbeeld op
van een (merk)term die zelfs naar deze vrijzinnige
Europese maatstaven té beschrijvend is.
Companyline is een teken van de DKV Deutsche
Krankenversicherung AG. Die wil het woord
laten inschrijven als merk voor diensten betreffen-
de verzekeringen en financiële zaken. Het
Gemeenschapsmerkenbureau wil daar echter niet
aan. Als de zaak bij het Hof komt, heeft het
Gerecht van eerste aanleg ten aanzien van de fei-
ten al beslist dat Companyline een beschrijvend
teken is. ‘-line’ betekent, aldus het Gerecht, in de
verzekeringssector met name een verzekeringstak
of een productenpakket of –groep en ‘Company-’
duidt dan vanzelfsprekend aan dat het een pro-
ductenpakket voor ondernemingen betreft. Het
betreft (op zichzelf ) dus, stelde het GEA, twee
generieke termen voor een producten- of dien-
stenpakket voor ondernemingen. Maar ook de
combinatie van die twee termen levert niet iets op
dat zich loszingt van de spreektaal: door het aan-
eenschrijven van deze termen krijgt het teken geen
extra kenmerk waardoor het in zijn geheel geschikt
zou kunnen worden om de diensten van rekwirante
te onderscheiden. Door dat als maatstaf aan te leg-
gen heeft het GEA geen blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting, aldus het Hof van
Justitie.
Voor de merkenrechtelijke fijnproevers is daarmee
de kous niet af. Companyline is een term die op
de eerste plaats iets zegt over de soort of bestem-
ming van de waar; het zou dus voor de hand heb-
ben gelegen om de inschrijving te weigeren op die
grond. Maar in plaats daarvan wordt de inschrij-
ving in deze procedure geweigerd op grond van
om een ander criterium uit de Gemeenschaps-
merkenverordening, te weten dat het merk ‘elk
onderscheidend vermogen’ zou missen. Het voert
wat te ver om daarop hier diep in te gaan, maar
wie het interesseert raadplege de fraaie, heldere
noot van Steinhauser in het Bijblad bij de
Industriële Eigendom 2003, .. (nog te verschijnen).
Merken en de commercialisering van de voetbalsport
De uitspraak Arsenal/Reed van 12 november jl.
betreft gelegenheidskleding voor sportextase, con-
creter: voetbalsjaals en aanverwante textielartike-
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len. F.C. Arsenal, door het Hof van Justitie een
beetje verliefd omschreven als ‘een befaamde voet-
balclub uit de Engelse Premier League’, doet
goede zaken met de verkoop van shirts, sjaals e.d.
met de naam en het logo van de club. Uiteraard
zijn naam en andere tekens door Arsenal alle als
merk gedeponeerd. Maar in een tijd dat de wereld
nog vriendelijker was – in 1970 – is ene mijnheer
Reed buiten het stadium van Arsenal begonnen
met de verkoop van voetbalparafernalia, die – hoe
kan het ook anders – bijna allemaal tekens bevat-
ten die verwijzen naar Arsenal FC. De verkoop
van sjaals ‘waarop grote lettertekens waren aange-
bracht die verwezen naar Arsenal FC’ dreigt Reed
en zijn kraampjes thans de spreekwoordelijke das
om te doen, met dank aan de Europese merken-
richtlijn. Arsenal verwijt Reed inbreuk op haar,
Arsenals, merken. De verwijzende Engelse rechter
stelt het Hof vragen daaromtrent. Uit de toon
daarvan blijkt maar al te duidelijk dat de bepruik-
te magistraat zijn oren nauwelijks kan geloven:
moet uit de Europese merkenrichtlijn werkelijk
volgen dat die meneer Reed iets ongeoorloofds
zou doen? Reed, zo voert de verwijzende rechter
vergoeilijkend aan, wekt nergens de indruk dat de
waren die hij verkoopt officiële merkartikelen van
Arsenal zouden zijn; integendeel, in zijn kraampje
staat een levensgroot bord dat de klant erop wijst
dat het niet om merkgoederen van Arsenal gaat.
En wanneer Reed (incidenteel) toevallig wel zulke
goederen aanbiedt, houdt hij die zorgvuldig
gescheiden van de rest. Werkelijke verwarring kon
in de ogen van de Engelse rechter derhalve niet
optreden. De tekens op de waren van Reed wer-
den volgens de verwijzende rechter door het
publiek opgevat als een blijk van steun, trouw of
gehechtheid. En derhalve niet als merkgebruik.
In Luxemburg, ver van de cliffs of Dover, wordt
mijnheer Reed echter verpletterd door het
Europese merkenrecht. Artikel 5 van de
Merkenrichtlijn geeft de merkhouder (onder
meer) het uitsluitend recht het gebruik van het
teken in het economisch verkeer te verbieden
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt
wordt voor dezelfde waren of diensten als die
waarvoor een merk ingeschreven is. Alle elemen-
ten van de bepaling zijn volgens het Hof van toe-
passing. De tekens van Arsenal worden door Reed
wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer,
want Reed gebruikt in het kader van een handels-
activiteit waarmee economisch voordeel wordt nage-
streefd, en niet in de particuliere sfeer. De waren
waarop Reed de tekens aanbrengt zijn identiek
met de waren waarvoor de merken door Arsenal
zijn gedeponeerd (o.m. bovenkleding en sportkle-
ding). Weliswaar, geeft het Hof toe, is voor de uit-
oefening van het merkenrecht vereist dat het
gebruik van het merk door een derde zoals Reed
afbreuk doet of kan doen aan de functies van het
merk en met name aan de essentiële functie ervan,
namelijk de consumenten de herkomst van de waar
garanderen. Maar dat belang is hier volgens het
Hof wel degelijk in het geding: gelet op de pre-
sentatie van het woord Arsenal en op de andere
ondergeschikte vermeldingen op de betrokken
waren kan het gebruik van dit teken de indruk
doen ontstaan dat er in het economisch leven een
materieel verband bestaat tussen deze waren en de
merkhouder. Daaraan doet het waarschuwingsbord
in de kraam van Reed niets af: want nadat de
kopers de waren hebben meegenomen, kan wel
degelijk bij derden de indruk ontstaan dat het om
originele Arsenal-sjaals gaat. Evenmin is gewaar-
borgd dat alle van het merk voorziene waren zijn
vervaardigd of geleverd onder controle van een en
dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de
kwaliteit ervan in te staan. Arsenal heeft immers
geen controle over Reeds producten. Daardoor
komt de herkomstgarantie, die de wezenlijke
functie van het merk is, in gevaar. Daaraan doet
niet af dat het teken wordt opgevat als blijk van de
authentieke Britse voetbalwaarden steun, trouw of
gehechtheid. Arsenal kan zich dus als merkhouder
verzetten tegen het gebruik door Reed van haar
naam of badges.
De Europese merkenregels: foutje bedankt!
In de Europese merkenrichtlijn staat een blunder,
zo heeft het Hof op 9 januari jl. toegegeven. Het
betreft een fout in de systematiek. Zo op het blote
oog is de merkbescherming in artikel 5 van de
richtlijn fraai systematisch opgebouwd. Ik vat dat
systeem hier kort samen:
1 er is een absolute bescherming tegen gebruik
van hetzelfde teken voor dezelfde waar;
2 er is een tikje minder absolute bescherming
tegen gebruik van een overeenstemmend (niet
identiek) teken voor soortgelijke waar. Dan eist
de richtlijn dat er bij het publiek verwarring
optreedt;
3 ten derde staat de richtlijn de lidstaten die dat
willen een optionele bescherming toe voor een
bekend merk tegen het gebruik van een over-
eenstemmend jonger merk voor niet soortgelijke
waren, als daardoor voor dat oudere bekende
merk schade optreedt aan de reputatie of aan
het onderscheidend vermogen. Men denke aan
het geval dat men het merk Coca-Cola (in vier-
kante kapitalen) zou gaan gebruiken voor een
allesreiniger in een lelijke felgele fles.
Verwarring bij het publiek is uitgesloten, er is
echt niemand die de vuilvreter verwart met de
frisdrank. Maar schade aan het ‘lekkere’ imago
van de frisdrank (en dus aan de reputatie van
het merk) is lang niet denkbeeldig.
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Tot zover het systeem van de richtlijn. Welke
inconsistentie schuilt nu in dit elegante systeem?
Het zou haast zo een probleempje met 1 minuut
bedenktijd voor een IQ-test kunnen zijn. De ‘bug’
zit in de derde, optionele bescherming: die voor
bekende merken tegen reputatieschade. Deze
bescherming is beperkt tot het gebruik van een
jonger overeenstemmend merk voor niet-soortge-
lijke waren. Bescherming bij gebruik van het jon-
gere merk voor wèl-soortgelijke waren lijkt dan
echter a fortiori gerechtvaardigd! Maar bij gebruik
van een jonger overeenstemmend merk voor
soortgelijke waren biedt de richtlijn alleen maar
beschermingsvorm no. 2. Dat wil zeggen, als bij
het publiek verwarring optreedt, maar niet als er
enkel reputatieschade of verlies aan onderschei-
dend vermogen is, hoe pijnlijk die zich ook zou-
den manifesteren. Dat is niet eerlijk. De Europese
Gemeenschappen zouden dus hun eigen IQ-testje
niet gehaald hebben, met uitsluiting van het Hof,
dat een pijnlijke knoop heeft moeten doorhakken.
Het Hof wordt met het probleem geconfronteerd
door een vraag van het Duitse Bundesgerichtshof
in de zaak Davidoff/Gofkid. Davidoff is een
bekend merk voor sigaren en andere luxe-artike-
len. De te Hongkong gevestigde vennootschap
Gofkid voert het merk Durffee (ook in Duitsland).
‘Durffee’ wijkt zo op het eerste gezicht aanmerke-
lijk af van ‘Davidoff ’, maar het logo stemt door de
schrijfwijze verregaand overeen met de karakte-
ristieke schrijfwijze van het merk Davidoff.
‘Durffee’ is lang niet van de standing van
‘Davidoff ’, maar wordt tenminste ten dele voor
soortgelijke waren gebruikt. Davidoff heeft even-
wel kennelijk moeite om aan te tonen dat – zoals
de richtlijn eist – het publiek daardoor verward
wordt. Bescherming no. 2 kan dan niet geboden
worden. Davidoff hoopt nu dat de fout in de
richtlijn weggeïnterpreteerd kan worden. Dan
wordt het bekende merk Davidoff door bescher-
ming no. 3 ook beschermd tegen reputatieschade
door gebruik van het tweede-rangsmerk ‘Durffee’
voor soortgelijke waren.
Het Hof van Justitie beslist dat bij de uitlegging
van artikel 5, lid 2 van de richtlijn niet uitsluitend
mag worden uitgegaan van de bewoordingen
ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doel-
stellingen van de regeling waarvan deze bepaling
van deel uitmaakt, in de beschouwing moeten
worden betrokken. Gelet op deze elementen kan
bovenbedoeld artikel niet aldus worden uitgelegd,
dat bekende merken minder bescherming zouden
genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortge-
lijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer
een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten
wordt gebruikt. Gelet daarop moet, aldus het Hof,
worden aangenomen dat artikel 5 lid 2 van de
richtlijn de lidstaten de bevoegdheid laat om voor
een bekend merk ook in een specifieke bescher-
ming te voorzien tegen een jonger merk dat
gebruikt wordt voor gelijke of soortgelijke waren
of diensten.
Het Hof erkent dus de fout in de richtlijn en her-
stelt die door de lidstaten de mogelijkheid te bie-
den, de bescherming voor bekende merken uit te
breiden. De derde beschermingsvariant mag dus
worden uitgebreid. De Benelux-rechters kunnen
uiteraard niet rechtstreeks artikel 5 lid 2 van de
richtlijn toepassen, maar zij kunnen wel het syste-
matisch en inhoudelijk daarmee overeenstemmen-
de artikel 13A lid 1 sub c van de Benelux
Merkenwet overeenkomstig interpreteren.
Wat niet kan, zo benadrukt het Hof nog, is het
uitbreiden van de tweede beschermingsvorm – de
bescherming tegen gebruik van een jonger merk
voor soortgelijke waren ex artikel 5 lid 1 sub b van
de richtlijn. Daar geldt immers de eis dat bij het
publiek verwarring wordt gewekt. Aan die verwar-
ringseis mag niet getornd worden. Men herinnere
zich dat in de uit Nederland afkomstige procedu-
re Adidas/Marca (HvJEG 22 juni 2000, NJ 2000,
712) al vruchteloos gepeild was of men voor het
anker van 5.1.b kon gaan liggen. Een en ander
brengt mee dat Davidoff (en anderen) het uitslui-
tend moet(en) hebben van de speciale optionele
bescherming voor bekende merken. Dat betekent
dat het grote juridische voordelen gaat meebren-
gen om je een ‘bekend merk’ te mogen noemen.
We weten al dat het Hof in zoverre niet moeilijk
doet, dat voor die ‘bekendheid’ weliswaar geëist
wordt dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk
gedeelte van het publiek waarvoor de waren
bestemd zijn, maar weer niet dat het merk in een
gehele lidstaat bij het publiek bekend is, laat staan
in de gehele gemeenschap (HvJEG 14 september
1999, Chevy). Geloof maar dat de merkhouders
nu op jacht gaan naar de titel ‘bekend’. Er ligt
spannende jurisprudentie in het verschiet.
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